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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat

Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspoélnotowych

w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
Protokolant Katarzyna Karpinska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2020 r. w Warszawie

sprawy z powodztwa C. LLC z siedzibg w Miami (USA)

przeciwko A. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Gdyni

0 ochrone praw do znakow towarowych

1. zakazuje A. spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdyni naruszania prawa z
rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej Unie Europejskg stownego znaku towarowego ,Needles no
more” zarejestrowanego przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej
pod numerem I[R1343850 polegajgcego na umieszczaniu na preparatach kosmetycznych do
pielegnacji skory, w szczegdlnodci na kremach kosmetycznych i ich opakowaniach oznaczenia
.Needles no more”, jak réwniez na: oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, sktadowaniu w tych celach
oraz reklamowaniu przez pozwang preparatow kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegdlnosci

kremow kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,Needles no more”, w jakiejkolwiek formie

Needles no more

graficznej lub kolorze, w szczegdlnosci:

2. nakazuje pozwanej wycofanie z obrotu, w szczegdlnosci od jej dystrybutoréw i partneréw

handlowych, bedacych jej witasnoscig preparatéw kosmetycznych do pielegnacji skéry, w



szczegolnosci kremow kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,Needles no more” w jakiejkolwiek

Needles no more

formie graficznej lub kolorze, w szczegdlnosci: - w terminie 14 dni od

uprawomocnienia sie wyroku;

3. zobowigzuje pozwang do zniszczenia, na jej koszt, bedgcych jej wlasnoscig opakowan preparatow
kosmetycznych do pielegnacji skoéry, w szczegdlnosci kremow kosmetycznych, opatrzonych

oznaczeniem ,,Needles no more” w jakiejkolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczegdlnosci:

Needles no more

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

4. zobowigzuje pozwang do podania do publicznej wiadomosci informacji o tresci: ,Wyrokiem z
13.02.2020 r. Sgd Okregowy w Warszawie zakazat A. spéice z 0.0. z siedzibg w Gdyni naruszania
prawa do stownego znaku towarowego ,Needles no more” IR1343850 polegajacego na
umieszczaniu na preparatach kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegdélnosci na kremach
kosmetycznych oraz ich opakowaniach, oznaczenia ,Needles no more”, jak rowniez na: oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu, sktadowaniu w tych celach oraz reklamowaniu przez pozwang preparatow
kosmetycznych do pielegnacji skoéry, w szczegdlnosci kremdéw kosmetycznych, opatrzonych

oznaczeniem ,Needles no more”, w jakiejkolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczegélnosci:

Needles no more

. Sad nakazat pozwanej wycofanie z obrotu bedacych jej wlasnoscig tak

oznaczonych towardéw oraz zniszczenie ich opakowan.”,

poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem: https:// (...).com/, a w przypadku zmiany
strony internetowej w trakcie postepowania sgdowego, na tej stronie, na ktérej pozwana bedzie
prowadzi¢ giéwng dziatalnos¢ handlowg, obramowanej i widocznej tresci ogtoszenia w formie
pojawiajgcego sie przy kazdorazowym wejsciu na strone dodatkowego okna wielkosci 700x900 pikseli
(tzw. pop-up window), ktére nalezy zamkngé, aby mie¢ dostep do tresci umieszczonych na stronie,
przy czym tres¢ oswiadczenia ma by¢ zapisana czarng czcionkg Times New Roman nie mniejszg niz
20 na biatym tle, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku i utrzymywanie tego ogtoszenia na

tej stronie internetowej nieprzerwanie przez okres 3 miesiecy od daty jego publikacji;

5. oddala powédztwo w pozostatej czesci;



6. zasgdza od A.. spdtki z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Gdyni na rzecz C. LLC z
siedzibg w Miami kwote 3.097 (trzy tysigce dziewiec¢dziesigt siedem) zlotych tytutem zwrotu kosztow

postepowania;

7. zwraca C. , LLC z siedzibg w Miami ze Skarbu Panstwa kwote 5.600 (pie¢ tysiecy szescset) ztotych

tytutem nienaleznej czesci optaty sgdowej uiszczonej 17 grudnia 2019 r., zaksiegowanej pod poz. (...).
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Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem wydanym 15 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 93/19 Sad

udzielit C. LLC z siedzibg w Miami zabezpieczenia roszczeh o:

1. zakazanie A. spéilce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdyni naruszania prawa z
rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej Unie Europejskg, stownego znaku towarowego ,Needles no
more” zarejestrowanego przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej
pod numerem IR1343850 polegajgcych na: umieszczaniu na towarach w postaci preparatéw
kosmetycznych do pielegnacji skory, w szczegolnosci kremdéw kosmetycznych, oraz ich
opakowaniach, oznaczenia ,Needles no more”, jak réwniez oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu,
sprzedawaniu, skfadowaniu w wyzej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez obowigzang
preparatéw kosmetycznych do pielegnacji skory, w szczegdélnosci kremoéw kosmetycznych, opatrzo-

nych oznaczeniem ,,Needles no more”, w szczegdlnosci o nastepujgcym lub analogicznym wygladzie

Needles no more

identycznym ze znakiem towarowym ,Needles no more” zarejestrowanym przez Biuro
Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnoéci Intelektualnej pod numerem 1R1343850 poprzez
zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania — umieszczania na towarach w postaci
preparatéw kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegolnosci kremdéw kosmetycznych oraz ich
opakowaniach oznaczenia ,,Needles no more” w jakiejkolwiek formie graficznej, oferowania, wprowa-
dzania do obrotu, skladowania w wyzej wymienionych celach oraz reklamowania preparatow

kosmetycznych do pielegnacji skoéry, w szczegdélnosci kremdéw kosmetycznych, opatrzonych

Needles no more

oznaczeniem ,,Needles no more” w jakiejkolwiek formie graficznej, w szczegélnosci

’

2. nakazanie obowigzanej wycofania z obrotu oraz nakazanie zniszczenia, bedacych wiasnoscig
obowigzanej, produktéw w postaci preparatéw kosmetycznych do pielegnacji skory, w szczegolnosci

kremow kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,,Needles no more”, w jakiejkolwiek formie gra-

Needles no more

ficznej, w szczegdlnosci o nastepujacym lub analogicznym wygladzie identycznym ze
znakiem towarowym ,,Needles no more” zarejestrowanym przez Biuro Migdzynarodowe Swiatowej

Organizacji Wiasnosci Intelektualnej pod numerem 1R1343850, poprzez:



a. nakazanie zajecia — na czas trwania postepowania — wszystkich bedgcych wlasnoscig obowigzanej
preparatéw kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegoélnosci kreméw kosmetycznych, opatrzo-

nych oznaczeniem ,Needles no more”, w jakiejkolwiek formie graficznej, w szczegdlnosci

Needles no more

znajdujgcych sie w siedzibie obowigzanej, miejscu prowadzenia przez nig dziatalnosci
gospodarczej, w hurtowniach lub magazynach obowigzanej oraz w innych miejscach ustalonych przez
komornika w toku postepowania zabezpieczajgcego i oddanie ich pod dozér obowigzanej, komornika

lub osoby trzeciej,

b. nakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania — wycofania z obrotu, w szczegdlnosci od
jej dystrybutoréw i partneréw handlowych, bedacych jej wiasnoscig preparatow kosmetycznych do

pielegnacji skéry, w szczegdlnosci kremdéw kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,,Needles no

Needles no more

more”, w szczegolnosci

16 grudnia 2019 r. C. LLC z siedzibg w Miami wniosta o:

1. zakazanie A. spdilce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdyni naruszania prawa z
rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej Unie Europejskg stownego znaku towarowego ,Needles no
more” zarejestrowanego przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej
pod numerem IR1343850, polegajgcego na: umieszczaniu na towarach w postaci preparatow
kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegdlnosci kremach kosmetycznych oraz ich
opakowaniach, oznaczenia ,Needles no more”, jak réwniez oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu,
skladowaniu w wyzej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez pozwang preparatéw kosmetycz-
nych do pielegnacji skoéry, w szczegdlnosci kremdédw kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem

.Needles no more”, w jakiejkolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczegdlnosci o nastepujacym lub

Needles no more

analogicznym wygladzie:

2. nakazanie pozwanej wycofania z obrotu, w szczegdlnosci od swoich dystrybutoréow i partnerow
handlowych, produktéw bedacych wlasnoscig pozwanej w postaci preparatéw kosmetycznych do
pielegnacji skory, w szczegdlnosci kremdéw kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,Needles no

more”, w jakiejkolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczegdlnosci o nastepujgcym lub analogicz-

Needles no more

nym wyglgdzie: w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

3. zobowigzanie pozwanej do zniszczenia, na jej koszt, produktéw bedacych wtasnoscig pozwanej w



postaci preparatow kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegolnosci kreméw kosmetycznych,

opatrzonych oznaczeniem ,Needles no more”, w jakiejkolwiek formie graficznej lub kolorze, w

Needles no more

szczegolnosci o nastepujgcym lub analogicznym wyglgdzie: w terminie 14 dni od dnia

uprawomocnienia sie wyroku;

4. zobowigzanie pozwanej do podania do publicznej wiadomosci czesci wydanego w sprawie
orzeczenia obejmujgcej uwzglednienie powddztwa poprzez umieszczenie, na stronie internetowej pod
adresem: https:// (...).com/, a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postepowania
sgdowego, na tej stronie, na ktérej pozwana bedzie prowadzi¢ gtéwng dziatalnos¢é handlowa, obramo-
wanej i widocznej tresci ogtoszenia, w formie pojawiajgcego sie przy kazdorazowym wejsciu na strone
dodatkowego okna wielkosci 700x900 pikseli (tzw. pop-up window), ktére nalezy zamkng¢, aby mie¢
dostep do tresci umieszczonych na stronie, przy czym tre$¢ oswiadczenia zostanie opublikowana
czarng czcionkg Times New Roman, nie mniejszg niz 20, na biatym tle, w terminie 14 dni od
uprawomocnienia sie wyroku i utrzymywania tego ogtoszenia na tej stronie internetowej nieprzerwanie

przez okres 3 miesiecy od daty jego publikacji;
5. zasgdzenie zwrotu kosztow postepowania.

Whiosta ponadto o zobowigzanie pozwanej do udzielenia jej niezbednych dla dochodzenia roszczen
przystugujgcych powodce na podstawie art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 1001/2017 oraz art. 296 ust. 1 w
zw. z art. 286" ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 p.w.p. i art. 130 ust. 1 rozporzadzenia 1001/2017 informacji o
pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug pozwanej naruszajgcych prawo z rejestracji
miedzynarodowej wskazujgcej Unie Europejska stownego znaku towarowego ,Needles no more”

dotyczacych:

a. nazw i adreséw dystrybutoréw, dostawcow, przewidzianych odbiorcow hurtowych lub odbiorcéw
prowadzacych sprzedaz detaliczng towaréw pozwanej w postaci preparatow kosmetycznych do
pielegnacji skoéry, w szczegdlnosci kremoéw kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,,Needles no

more”, w jakiejkolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczegdlnosci o nastepujgcym lub analogicz-

Needles no more

nym wyglgdzie:

b. ilosci wyprodukowanych i zbytych towaréw w postaci preparatow kosmetycznych do pielegnacji
skory, w szczegolnosci kremdw kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,,Needles no more”, w

jakiejkolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczegolnosci o nastepujgcym lub analogicznym

Needles no more

wygladzie: oraz cen uiszczonych za te towary

za okres 3 lat poprzedzajgcych date ztozenia pozwu oraz od dnia ztozenia pozwu do dnia udzielenia

informacji.



A. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdyni reprezentowana przez
petnomocnika wykonujgcego zawdd rzecznika patentowego ztozyta odpowiedz na pozew
nie doreczajgc jednak jej odpisu petnomocnikowi strony przeciwnej i nie sktadajgc
oswiadczenia wymaganego przepisem art. 132 § 1 k.p.c. Z tej przyczyny zarzgdzono
zwrot pisma. (art. 132 § 1 in fine k.p.c.) Poniewaz w tym zakresie nie ma zastosowania
przepis art. 130" k.p.c., zwrotowi podlegata takze odpowiedZ na pozew wniesiona
ponownie po uptywie wyznaczonego terminu. (art. 205" § 2 k.p.c.) Na wniosek
petnomocnika pozwanej, w braku sprzeciwu powddki, Sad potraktowat pismo datowane

na 17 stycznia 2020 r., ztozone 30 stycznia 2020 r. jako pismo przygotowawcze.

Pozwana wniosta o zawieszenie postepowania do czasu zakonczenia postepowania w
sprawie 0 uniewaznienie unijnego uznania znaku towarowego Needles no more zarejestrowanego
przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej pod nr IR1343850.
Wskazata, ze wniosek zgtoszony przez nig 15 stycznia 2020 r., a zatem w toku procesu, opiera sie na
zarzucie braku zdolnosci odrézniajgcej znaku towarowego Needles no more. Powddka sprzeciwita
sie uwzglednieniu wniosku zarzucajgc, ze zmierza on wylgcznie do przedtuzenia postepowania. Sad
odmoéwit zawieszenia, poniewaz spotka A. nie przedstawita argumentacji przekonujgcej o tym, ze znak
towarowy powddki jest catkowicie pozbawiony odrézniajgcego charakteru, a przez to powinno doj$é
do uniewaznienia jego uznania. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 18.02.2016 r., Il CSK 282/15) Bez
rozpoznania Sad pozostawit wniosek ewentualny z pkt 3. pisma procesowego z 17 grudnia 2019 r.,
poniewaz pozwana nie ztozyta pozwu wzajemnego. Na uwzglednienie nie zastugiwat takze wniosek z
pkt 4., poniewaz Sad nie moze zobowigzywaé uprawnionego do dowodzenia okolicznosci zwigzanych
z uzywaniem znaku towarowego. Fakt, ze na skutek takiego uzywania znak nabyt wtérng zdolnosé
odrézniajgcg moze byé, a nie musi dowodzony przez powoda, dla ktérego wynikajg z tego skutki

prawne. (art. 6 k.c.)

Spotka A. Zzagdata oddalenia powddztwa i obcigzenia C. , LLC obowigzkiem zwrotu kosztéw
procesu, poniewaz zastosowata sie do wezwania przedsgdowego i zaniechata uzywania
kwestionowanego oznaczenia. Do zawarcia ugody nie doszto z tej przyczyny, ze petnomocnik
powddki przerwat korespondencje. Zarzucita, ze znak towarowy Needles no more nie jest uzywany
przez powodke w sposob rzeczywisty. Wskazata na witasne prawo do unijnego znaku towarowego,
ktdrego wykonywanie nie moze by¢ uznane za dziatanie bezprawne. Wyjasnita, ze uzywa oznaczenia
w postaci stowno-graficznej, a elementy graficzne odrdzniajg znaki towarowe stron w wystarczajacy
sposéb, by wyeliminowac ryzyko konfuzji konsumenckiej. Niedystynktywne okreslenie ,Needles no

more” powinno by¢ przy tym uzywane przez wszystkich przedsiebiorcéw na rynku kosmetycznym.

Sad ustalit:

Zatozona w 2000 r. spotka jawna z ograniczong odpowiedzialnoscig stanu Floryda Stanow

Zjednoczonych Ameryki Potnocnej C LLC z siedzibg w Miami jest jednym ze $wiatowych liderow



branzy kosmetycznej, w szczegdlnosci w dziedzinie kosmetykdéw wptywajgcych na dobrg kondycje
skory i przeciwdziatajgcych skutkom jej starzenia sie. Konsumentom znana jest przede wszystkim jako
wiasciciel marki Dr. Brandt nawigzujgcej do nazwiska lekarza, innowatora w dziedzinie kosmetologii

F. B. . (dowod: wydruki ze strony internetowej k.60-68)

B. LLC jest wuprawniona do stownego znaku towarowego Needles no more
zarejestrowanego przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wiasnosci
Intelektualnej pod numerem IR1343850 dla towaréw z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, w
tym dla kremow kosmetycz-nych do skoéry, balsaméw do ciata, peelingéw, balsaméw do
skoéry, nawilzaczy do skéry, emolientéw, maseczek do skoéry, maseczek do twarzy,
srodkéw oczyszczajgcych skoére, tonikdw do skory, eksfo-liantéow do skory, kremoéw
kosmetycznych do oczu i nieleczniczych serum do skor. Rejestracja zostata uznana na

terytorium Unii Europejskiej 11 maja 2017 r. (dowdd: wydruk z bazy EUIPO k.70-72)

Marka Needles no more jest obecna na polskim rynku od wielu lat. Dzieki wysitkom C. LLC
ma ugruntowang pozycje i jest rozpoznawalna w branzy kosmetycznej, w szczegdl-nosci w zakresie
tzw. dermokosmetykéw do pielegnacji skory dojrzatej. Kosmetyki ze znakiem Needles no more sg
towarami wysokiej klasy, o uznanej renomie, wprowadzanymi do obrotu wytgcznie za posrednictwem
sieci drogerii wyspecjalizowanych w sprzedazy produktéw o podwyzszonym standardzie. Poczgtkowo
byta to sie¢ drogerii (...), obecnie za$ najwigkszym polskim dystrybutorem kosmetykéw uprawnionej
jest sie¢ drogerii (...). Produkty ze znakiem Needles no more sg oferowane i wprowadzane do obrotu

w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym (...).pl:

BOUGLAS

° E s5ui 9004

stronie internetowej uprawnione;.

AL -

. Niezaleznie od tego zainteresowani mogg je nabywac¢ na

Znak towarowy Needles no more jest uzywany w informacji handlowej i w reklamie na

stronach internetowych dystrybutoréw. Pojawia sie on roéwniez na forach internetowych stanowigcych
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platformy wymiany opinii: B8 .. (dowdd:

wydruki ze stron internetowych k.74-83)

A. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdyni prowadzi od 2014 r.
dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie produkcji wyrobéw kosmetycznych i toaletowych,
sprzedazy hurtowej perfum i kosmetykow, sprzedazy detalicznej kosmetykow i artykutéw
toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach. (dowdd: odpis z KRS k.85-91, wydruki ze
strony internetowej k.93-100) Spétka produkuje kosmetyki, ktore sprzedaje poprzez
wtasng strone internetowg, a takze za posrednictwem aptek i drogerii internetowych
prowadzonych przez innych przedsiebiorcéow. W 2019 r. oferowata m.in. preparaty
kosmetyczne przeznaczone do pielegnacji skéry dojrzatej z serii Needles no more (kremy

kosmetyczne, olejki i zele nawilzajgce) w opakowaniach o wygladzie:

ALK=MIE

“ ‘

opakowaniu produktu (stowno-graficzne), jak i na kartonowym opakowaniu zewnetrznym

. Oznaczenie Needles no more umieszczone bylo zaréwno na

(stowne). (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.102-150, dowody rzeczowe)

8 pazdziernika 2019 r. powoddka dokonata zakupu dwéch egzemplarzy preparatu
kosmetycznego do pielegnaciji skéry - koncentratu hydro-liftingujgcego z oznaczeniami Needles no
more. Na jego opakowaniu jako wytwérca wskazana zostata pozwana. (dowdd: faktury k.189, 191,

dowody rzeczowe)

19 grudnia 2018 r. pozwana zgtosita do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej

Needles no more

stowno-graficzny znak towarowy nr 018002557. C. LLC wniosta sprzeciw wobec jego

rejestracji. (dowdd: zgtoszenie, Swiadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.152-168)



Odpowiadajgc na wezwanie przedsgdowe, w piSmie datowanym na 17 czerwca 2019 r.
pozwana przyznata, ze doszto do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego Needles no more
i zobowigzata sie do zaniechania naruszen, produkty z takim oznaczeniem usuneta ze swej strony
internetowej. (dowodd: korespondencja k.170-187) Zaprzestata oferowania, wprowadzania do obrotu i
reklamowania kremoéw z oznaczeniem Needles no more zastepujgc je oznaczeniem stownym
Hydrolift booster uzywanym tgcznie z dotychczasowym elementem graficznym przedstawiajgcym
lis¢ paproci na granatowym tle. (oswiadczenie pozwanej — brak dowodu przeciwnego) W toku
postepowania egzekucyjnego, 12 grudnia 2019 r. w magazynach pozwanej nie stwierdzono
produktéw kosmetycznych z oznaczeniem Needles no more. (dowdd: protokét zajecia k.193-194)

Sad zwazyt:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia ich (bez
ewentualnosci wprowadzenia w bigd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwo$ci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 (...))

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegolnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mégt spetnia¢ wiasciwe mu funkcje wskazy-
wania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze funkcje
komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wylgcznego jest zastrzezone dla
przypadkow, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywa¢ na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 B. , a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-
487/07 L’. z 23.03.2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G.)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,
ze bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug,
oznhaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towarow lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardw lub ustug, ktoére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do

tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
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uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrdzniajgce, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza —
bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catos¢,
wykazuje nieznaczne réznice, ktoére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 L. ) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne, jezeli z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub
kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M. ) Dla stwierdzenia, czy
w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwi¢ zaledwie o podobienstwie,
konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakoéw i ich
catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L., z
8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P B.SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich
wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie
T-388/00 E., z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspoizaleznos¢
miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegolnosci podobienstwem znakéw oraz
podobienstwem towaréw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towardw i
ustug moze by¢ zréwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada
wzajemnej zaleznoéci - tak wyroki Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w
sprawie C-234/06 1., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M.

W my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie
C-39/97 C., z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W. , z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 L. ) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno byé oceniane w sposéb
catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z
11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w
sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P B. oraz wyroki Sadu z 9.07.2003 r. w
sprawie T-162/01 G. i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 L.)
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Wiasciwy krgg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentow moze sie réznie
ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 .L. z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrozniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z
jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w
sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspodizaleznosé pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego
charakterem odrdzniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z
jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego
przypadku, w szczegodlnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu
jego uzywania, wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako
pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub stowarzyszeh zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04
V.) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na

powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako cze$ci tych nazw;
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne
jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzgdzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to do przepiséw
ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnos$ci przemystowe;j:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone,

lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgdac zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
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uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody: na
zasadach ogodlnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej opfacie
licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne
tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znakui;

- art. 286 stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc O naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych witasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegollnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzone;j

na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu;

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1* stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Zgodnie z art. 189 ust. 1 rozporzagdzenia, rejestracja miedzynarodowa wskazujgca Unie
Europejskg ma ten sam skutek co zgtoszenie unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w
zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokotu madryckiego lub od dnia pdzniejszego wskazania Unii w

zastosowaniu art. 3 ter ust. 2 protokotu madryckiego.

Wylgcznosé C. , LLC uzywania na terytorium Unii Europejskiej stownego znaku towarowego
Needles no more dla towaréw w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kreméw kosmetycznych i
balsaméw wynika w sposob niewatpliwy ze $wiadectwa rejestracji i wydruku z bazy EUIPO. Dla
identycznych lub bardzo podobnych towaréw (kremy i inne preparaty kosmetyczne do pielegnaciji
skory) przeznaczonych dla tego samego kregu nabywcow i zaspakajajgcych te same ich potrzeby

spétka A. uzywa identycznego ze znakiem powddki oznaczenia stownego Needles no more oraz

Needles no more

oznaczenia stowno-graficznego , W ktorym element stowny ,Needles no more”
identyczny ze znakiem ma charakter dystynktywny, niewatpliwie kojarzacych sie nabywcom ze
znakiem towarowym C. LLC. Jego uzywanie moze wprowadzaé nabywcow w btad, w szczegdlnosci
mogg oni uzna¢, ze tak oznaczone kosmetyki pochodzg od uprawnionej do znaku towarowego

Needles no more lub podmiotu powigzanego z nig gospodarczo.

Sad nie podziela przekonania pozwanej o tym, ze znak powddki ma charakter wylgcznie
opisowy. Przeciwnie, sformutowanie Needles no more stanowi slogan nawigzujgcy do efektéw jakie
mozna osiggna¢ stosujgc kosmetyki uprawnionej. Nie mozna uzna¢, ze w oznaczeniu pozwanej
odrézniajgcy jest element graficzny. Potencjalny nabywca kosmetykdéw pozwanej nie bedzie
rozpoznawat ich na podstawie rysunku przedstawiajgcego liS¢ paproci, lecz zapamieta ich nazwe
Needles no more, szczegdlnie ze funkcjonuje ona takze samodzielnie, pozbawiona elementu
graficznego. Oczywiste jest wiec, ze tozsame oznaczenie stowne identycznych lub bardzo podobnych

towardw stron stwarza bardzo realne ryzyko konfuzji konsumenckie;.
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Korzystanie przez pozwang w dziatalnosci produkcyjnej i handlowej, w zwigzku z oferowa-
niem, reklamowaniem i wprowadzaniem do obrotu kreméw kosmetycznych i innych preparatow do
pielegnacji ciata z kwestionowanych oznaczenh zakidca realizacje przez znak towarowy Needles no
more przynaleznych mu funkcji oznaczenia pochodzenia i reklamowej, ewentualnie takze jakoscio-

wej. Moze tez dziataC na szkode charakteru odrézniajgcego znaku prowadzgc do jego degeneraciji.

Naruszanie przez spotke A. prawa C. LLC w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 2 a. i b.
rozporzgdzenia uzasadnia uznanie za stuszne roszczenh okre$lonych w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia

oraz w art. 296 ust. 1, art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1" p.w.p.

Pozwana nie moze skutecznie powolywa¢ sie na wilasne prawo, szczegolnie, ze znak
towarowy Needles no more (nr 018002557) nie zostat dotychczas zarejestrowany. Ponadto, zgodnie
z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wydanym 21.02.2013 r. w sprawie C-561/11
F. , prawo wytgczne wiadciciela unijnego znaku towarowego do zakazania osobom trzecim uzywania
w obrocie handlowym oznaczen identycznych z jego znakiem lub do niego podobnych obejmuje takze
wiadcicieli pozniej zarejestrowanych znakéw towarowych bez koniecznosci uprzedniego ich
uniewaznienia. (analogicznie wyrok TS UE z 16.02.2012 r. w sprawie C-488/10 C. SA oraz wyrok
Sadu Najwyzszego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08)

W ocenie Sgdu zakres zgdanych sankcji jest odpowiedni do charakteru i skali naruszenia.
Zastosowane wzgledem pozwanej (na podstawie art. 130 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 3 rozporzadzenia)

zakazy odnoszg sie do oznaczen, ktérych uzywanie nalezato uznaé za bezprawne. Oddaleniu

Needles no more

podlegat jedynie zakaz odnoszacy sie do oznaczen o wygladzie ,analogicznym” do ,
w tym bowiem zakresie roszczenie nie jest jasne ani precyzyjne. Odnosi sie to takze do nakazéw
zgdanych w punktach 2. i 3. pozwu. Sad uznat, ze zaniechanie oznaczania produktéw kosmetycznych
kwestionowanymi oznaczeniami jeszcze przed ztozeniem pozwu a nawet wniosku o udzielenie
zabezpieczenia nie sprzeciwia sie zastosowaniu wzgledem pozwanej sankcji zakazowych istnieje
bowiem realna grozba naruszania w przysziosci prawa C. LLC. Spdtka A. nie wycofata zgtoszenia
unijnego znaku towarowego nr 018002557, ktérego rejestracja przez EUIPO wigzaé sie bedzie z

obowigzkiem jego uzywania w dziatalnosci handlowe;.

Na podstawie art. 286 p.w.p. Sad natozyt na pozwang obowigzek wycofania z obrotu
naruszajgcych towaréw oraz zniszczenia ich opakowan (a nie samych produktéw kosmetycznych jak
zgdata tego powddka w pkt 3.) z oznaczeniami Needles no more. W tym zakresie oddalenia
powddztwa nie mogta uzasadnia¢ deklaracja pozwanej ani niestwierdzenie w magazynach spétki A.
naruszajgcych towaréw w toku zajecia komorniczego. Obowigzki te zaktualizujg sie w przypadku

stwierdzenia istnienia skutkdéw naruszenia podlegajgcych usunieciu w ten wtasnie sposob.
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Na podstawie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1* p.w.p. Sad natozyt na pozwang obowigzek
podania do publicznej wiadomosci na jej stronie internetowej informacji o orzeczeniu uznajgc
roszczenie z pkt 4. pozwu za zasadne i adekwatne do sposobu naruszenia prawa do znaku
towarowego. Pozwana nie kwestionowata zresztg tego roszczenia, nie zgtaszata zadnych zarzutéw co

do zakresu, formy lub sposobu publikaciji.

Jak trafnie przyjmuje sie w doktrynie i orzecznictwie, srodek ten petni funkcje informacyjna,
wychowawczg i kompensacyjng, nie moze byé natomiast utozsamiany z formg represji wobec
przedsiebiorcy dopuszczajgcego sie naruszenia. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 25.05.2012 r., |
CSK 498/11) W wyroku wydanym 17.05.2013 r. (I CSK 499/12) na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sad Najwyzszy wskazat m.in., ze
orzeczenie publikacyjne ma czyni¢ zados$¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurenciji, petnic¢
funkcje kompensacyjng, wychowawczg i prewencyjng. Ma ono niewagtpliwie znaczenie dla przedsie-
biorcy, ktérego znak towarowy nie realizuje wtasciwie swych funkcji w efekcie bezprawnego dziatania
pozwanego. Umozliwia poinformowanie opinii publicznej (klientéw) eliminujgc lub cho¢by ograniczajac
skutki konfuzji, btednych decyzji zakupowych. Nie bez znaczenia jest takze przekazanie w tej formie
innym przedsiebiorcom informacji o naruszeniu oraz o zakresie sankcji zastosowanych wzgledem

naruszyciela.

W orzecznictwie i doktrynie podkresla sie, ze przy orzekaniu na podstawie art. 287 ust. 2
p.w.p powinno stosowac sie zasade proporcjonalnosci. Przy zasgdzeniu roszczenie publikacyjnego
nalezy kierowac sie zakresem niedozwolonych dziatan naruszyciela. Sgd powinien zwtaszcza wzig¢
pod uwage, czy mialy one miejsce na terytorium catego kraju, czy tylko jego czesci, czy dotyczyty
klienteli w cafo$ci, czy tylko jakiej$ jej czeSci, czy skutki naruszenia dotknety konsumentéw, jak dfugo
trwat stan naruszenia oraz jakie byly dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszto do utraty
pozycji na rynku. (R. Skubisz Prawo wtfasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14B,
Rozdziat L, strona 144, Nb 129)

Powddztwo oddalone zostato takze w tym zakresie, w jakim Sgd dokonat mieszczgcych sie w
granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformutowan natozonych na pozwang sankcji w

poréwnaniu ze zgtoszonymi zgdaniami.

O kosztach postepowania Sad orzekli na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.
obciazajac nimi w catosci pozwana, bowiem niewielka zaledwie cze$¢ roszczen powodki
zostala oddalona. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza
sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

W sprawach wszczetych w 2019 r. optaty okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z
22.10.2015 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie. Zasgdzajgc optate sad bierze pod uwage

niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wkiad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej

15



wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki
minimalne. Opfata nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej
wysokosé zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§4 ust.1.) Wysokos¢ stawek
minimalnych w sprawach nieokreslonych w rozporzadzeniu ustala sie przyjmujgc za podstawe stawke w
sprawach o najbardziej zblizonym rodzaju. (§ 20) Zwazywszy, ze rozporzadzenie nie okresla wysokosci
optat za prowadzenie sprawy o zobowigzanie do udzielenia informacji, Sad zastosowat stawke dla

sprawy o naruszenie wynoszgcg 1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage, stopien skomplikowania i czas trwania postgpowa-
nia, Sad uznal, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika powddki wykonujgcego zawod
adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci (1.680 zt i 17 zi opfaty skarbowej od
petnomocnictwa). Rozstrzygajac o wysokosci kosztéw obcigzajgcych pozwang Sad uwzglednit optate

sgdowg w naleznej kwocie 1.400 zt zwracajgc C. LLC ze Skarbu Panstwa nadptate 5.600 zt.

Sad nie znalazt podstaw do obcigzenia powddki kosztami postepowania. Jakkolwiek w 2019 r.
strony prowadzity pertraktacje ugodowe, to do zawarcia ugody ostatecznie nie doszto. Na podstawie
ujawnionej korespondencji nie mozna uznaé¢, ze C. LLC prowadzita negocjacje w ztej wierze lub

naduzywa swego prawa podmiotowego.

Powoddka miata podstawy do wystgpienia na droge sadowg w celu ochrony swego prawa do
znaku towarowego, poniewaz — pomimo deklaracji spotki A. — na rynku znajdowaty sie nadal
naruszajgce towary, a pozwana nie cofneta zgtoszenia unijnego znaku towarowego nr 018002557. Nie
przeczy takze innym zgtoszeniom znaku Needles no more na terytorium Azji, na ktére wskazuje

powddka w zatgczniku do protokotu rozprawy z 3 lutego 2020 r.

Stanowisko procesowej cechuje ponadto wewnetrzna sprzecznos¢, akceptuje ona zadania C.
LLC wynikajace z naruszenia prawa do znaku towarowego Needles no more réwnoczesnie
kwestionujgc jego wazno$¢ i przekonujgc o catkowitym braku jego zdolnosci odrézniajg-cej, a w
konsekwencji braku naruszenia. Wtasciwym do oceny zasadno$ci zarzutu niewazno$ci jest w tym
przypadku Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, Sad w tym postepowaniu zwigzany

jest domniemaniem wynikajgcym z art. 127 ust. 1 rozporzgdzenia.
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